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W Hatarozatok Tara

A TORVENYSZEK ITELETE (hatodik tanacs)

2013. julius 11.*
»K0z0sségi védjegy — Torlési eljaras — A GRUPPO SALINI kozosségi szévédjegy —
Rosszhiszemtség — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja”
A T-321/10. sz. tigyben,

a SA.PAR. Srl (székhelye: Réma [Olaszorszag], képviselik: A. Masetti Zannini de Concina,
M. Bussoletti és G. Petrocchi tigyvédek)

felperesnek

a Bels6 Piaci Harmonizaciéos Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM) (képviselik:
G. Mannucci és P. Bullock, meghatalmazotti minéségben)

alperes ellen,
a masik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljarasban, beavatkozé a Torvényszék elétti eljarasban:
a Salini Costruttori SpA (székhelye: Rdma, képviselik: C. Bellomunno és S. Troilo tigyvédek)
az OHIM els6 fellebbezési tandcsdnak a Salini Costruttori SpA és a SA.PAR. Srl kozotti torlési
eljarassal kapcsolatban 2010. aprilis 21-én hozott hatdrozata (R 219/2009-1. sz. tigy) ellen benyujtott
kereset targydban,

A TORVENYSZEK (hatodik tanacs),

tagjai: H. Kanninen elnok, S. Soldevila Fragoso és G. Berardis (el6add) birak,
hivatalvezetd: J. Palacio Gonzélez fétandcsos,

tekintettel a Torvényszék Hivataldhoz 2010. augusztus 4-én benyujtott keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak a Torvényszék Hivataldhoz 2010. november 18-4n benyujtott
valaszbeadvéanyara,

tekintettel a beavatkozonak a Torvényszék Hivataldhoz 2010. november 15-én benyujtott
valaszbeadvéanydra,

a 2013. aprilis 19-i targyaldst kovetden,

meghozta a kovetkez6

* Az eljaras nyelve: olasz.
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téletet

A jogyvita el6zményei

2004. mdjus 12-én a felperes, a SA.PAR. Srl a kozosségi védjegyrdl szold, 1993. december 20-i
40/94/EK modositott tandcsi rendelet (HL L 11., 1. o.; magyar nyelvi killonkiadas 17. fejezet, 1. kotet,
146. o.) (helyébe lépett: a kozosségi védjegyrdl sz6ld, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tandcsi rendelet
[HL L 78, 1. o. ]) alapjan kozosségi védjegybejelentési kérelmet terjesztett eld.

A lajstromoztatni kivant védjegy a GRUPPO SALINI szémegjelolés volt.

A bejelentést a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgaltatasok nemzetkdzi osztilyozasara vonatkozo,
felulvizsgalt és modositott, 1957. junius 15-i Nizzai Megéllapodds szerinti 36., 37. és 42. osztilyba
tartozd szolgaltatasokkal kapcsolatban tették, amelyek ezen osztilyok tekintetében az aldbbi leirdsnak
felelnek meg:

— 36. osztdly: ,Biztositds; pénziigyi tigyletek; valutatigyletek; ingatlaniigyletek”;
— 37. osztaly: ,Epitkezés; javitds; szerelési szolgaltatasok”;

— 42. osztaly: ,Tudomanyos és miszaki szolgaltatisok, valamint az idetartoz6 tervezdi és kutatdi
tevékenység; ipari elemzé és kutatd szolgéltatasok; szamitastechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés; jogi szolgaltatasok”.

A kozosségi védjegybejelentést a Kozosségi Védjegyértesitd 2005. februar 14-i, 7/2005. szdmdban
hirdették meg. A védjegyet 2005. szeptember 12-én a 3831161. szdmon lajstromoztak.

2007. oktéber 5-én a beavatkozd, a Salini Costruttori SpA torlési kérelmet nyujtott be e védjeggyel
szemben az OHIM-nal valamennyi lajstromozott szolgaltatdas tekintetében. A torlési kérelem
alatdmasztasaként hivatkozott okok els6ként a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban
(jelenleg a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban), masodikként a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdésének b) pontjaval (jelenleg a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontjaval) egyiittesen értelmezett 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban (jelenleg a 207/2009
rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban), harmadikként pedig a 40/94 rendelet 8. cikkének
(4) bekezdésével (jelenleg a 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével) egyiittesen értelmezett
52. cikke (1) bekezdésének c) pontjaban (jelenleg a 207/2009 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének
c) pontjdban) foglalt okok voltak. E kérelem aldtimasztisaként a beavatkozé az Olaszorszigban
singatlaniigyletek; épitkezés; javitas; szerelés; tervezési szolgaltatasok” tekintetében haszndlt, kozismert
SALINI megjelolésre hivatkozott.

2008. december 17-én a torlési osztaly a torlési kérelmet teljes egészében elutasitotta. Ami kozelebbrdl
a kérelemnek a 40/94 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével egyiittesen értelmezett 52. cikke
(1) bekezdésének c) pontjan alapuld részét illeti, a torlési osztaly ugy vélte, hogy a beavatkozé altal
szolgaltatott iratok nem voltak elegend6ek a SALINI szémegjelolés ,korabbi hasznalatdnak”
bizonyitasahoz. Ami a kérelemnek a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjaval egyiittesen
értelmezett 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjan alapuld részét illeti, a torlési osztdly azt allapitotta
meg, hogy a beavatkoz6 ezen ok aldtdmasztasaként ugyanazokat az iratokat nyujtotta be, mint
amelyeket az el6z6 ok alatdmasztidsaként benyujtottak, és azt a kovetkeztetést vonta le, hogy a
beavatkozdé megjelolése nem érte el a védjegyként torténd elismeréshez sziikséges minimalis kiiszobot.
Végiil a kérelemnek az emlitett rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontjara alapitott részét illetGen
a torlési osztaly lényegében azt allapitotta meg, hogy a beavatkozé nem tudta bizonyitani a felperes
rosszhiszemiiségét.
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2009. februar 9-én a beavatkozé a 40/94 rendelet 57-62. cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet
58-64. cikke) alapjan fellebbezést nytjtott be az OHIM-hoz a torlési osztaly hatdrozataval szemben.

Az OHIM els6 fellebbezési tandcsa a 2010. aprilis 21-i hatdrozatdval (a tovabbiakban: megtamadott
hatdrozat) helyt adott a fellebbezésnek, hatalyon kiviil helyezte a torlési osztaly hatdrozatat, és a torolte
a széban forgd kozosségi védjegyet.

El6szor is, a fellebbezési tandcs ugy itélte meg, hogy figyelemmel arra a tényre, hogy az iigyben
nagyszabasu épitészeti alkotdasok kivitelezési tevékenységérdl volt sz6, a torlési osztily tévesen vélte
ugy, hogy a beavatkozé altal a SALINI megjelolés olaszorszagi dltaldnos ismertségét megalapozé
haszndlatanak bizonyitdsara szolgaltatott bizonyitékok nem voltak elegenddk. A fellebbezési tandcs
szerint az e szolgdltatdsokkal érintett kozonség szakemberekbdl all, nevezetesen azon kozjogi vagy
maganjogi szervezetekbdl, amelyek kozbeszerzési eljardsokban vesznek részt. Ennélfogva az épitészeti
mivek kivitelezésének puszta bizonyitasa igazolja, hogy e kozonség mar taldlkozott a beavatkozé
védjegyével. A beavatkozé dltal szolgéltatott tigyiratok, ideértve a fellebbezési tandcshoz benyujtott és a
fellebbezési tandcs éltal elfogadhaténak mindsitett iratokat, kelléképpen bizonyitottdk, hogy a ,Salini”
csalddnevet védjegyként a beavatkozé a vallalkozasi tevékenysége keretében haszndlta, és az
Olaszorszagban az ipari tulajdon oltalmardl szdl6, 1883. marcius 20-i feliilvizsgalt és modositott parizsi
egyezmény 6a. cikke értelmében véve kozismert volt. A fellebbezési tandcs ugyanakkor ugy itélte meg,
hogy a bizonyitékok a megjelolés hasznalatdt csupan az igényelt szolgdltatasok egy része tekintetében
igazoljak, hiszen a haszndlatot a ,biztositds; pénziigyi lgyletek; valutaiigyletek; ingatlantigyletek”
tekintetében nem bizonyitottdk.

Masodszor, a korabbi SALINI megjelolés (6nmagaban vagy a ,costruttori” széval osszekapcsolva) és a
megtamadott GRUPPO SALINI kozosségi védjegy kozotti dsszetéveszthetdséget illetéen a fellebbezési
tandcs — miutdn megallapitotta, hogy a domindns elem a kozos ,salini” elem, a ,gruppo” és a
»costruttori” szavak pedig csupan leird és altalanos jellegli elemek — arra a kovetkeztetésre jutott, hogy
az érintett kozonség szempontjabdl az iitk6z6 megjelolések kozott fenndll az Osszetévesztés veszélye, ha
azokat azonos vagy hasonl6 szolgéltatdsok és tevékenységek, kiilonosen a 37. osztilyba tartozéd
»Epitkezés; javitds; szerelési szolgdltatdsok” és a 42. osztdlyba tartozé ,tudomdnyos és miszaki
szolgaltatasok, valamint az idetartoz6 tervez6i és kutatdi tevékenység; ipari elemzd és kutatd
szolgaltatasok” jelolésére hasznaljak. A fellebbezési tandcs ugyanakkor kizarta az dsszetéveszthetdséget
a 36. osztalyba tartozo ,biztositds; pénziigyi ligyletek; valutaiigyletek; ingatlaniigyletek” és a szintén a
42. osztalyba tartozé ,szdmitastechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgaltatasok”
tekintetében.

Harmadszor, a fellebbezési tandcs, miutin pontositotta, hogy a védjegybejelenté akkor tekinthetd
rosszhiszemiinek, ha agy nyujt be védjegybejelentési kérelmet, hogy tudatdban van annak, hogy ezzel
harmadik félnek sérelmet okoz, és e sérelem erkolcsi és kereskedelmi szempontbdl kifogdsolhatéd
magatartds eredménye, ugy itélte meg, hogy a beavatkoz6 ez iigyben bizonyitotta a felperes részérdl
fennallé rosszhiszemtiséget. Kozelebbrdl, a fellebbezési tandcs szerint a rosszhiszemiiséget az a tény
tamasztja ald, hogy a védjegybejelentés id6pontjaban:

— a felperes jelents részesedéssel rendelkezett a beavatkozd cégének jegyzett tOkéjében, és
tisztségviseldi tagjai voltak az utébbi igazgatdtanicsanak;

— a felperesnek igy tudomasa kellett legyen a SALINI megjelolés 1étezésérdl és annak a beavatkozé
altali hasznélatardl, kovetkezésképpen a beavatkozé jogainak megsértésével jart el;

— a beavatkoz6 és a felperes kozott jogvita allt fenn, ami megerdsiti ez utébbi részérél a beavatkozé
korabbi megjel6léshez f(iz6d6 jogainak bitorlasara irdanyulé szandékot.
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A felek kereseti kérelmei
A felperes azt kéri, hogy a Torvényszék:
— helyezze hatdlyon kiviil a megtdmadott hatarozatot;

— az OHIM-ot kotelezze a koltségek viselésére, beleértve a fellebbezési tanacs el6tti eljards soran
felmeriilt koltségeket is.

Az OHIM és a beavatkozé azt kéri, hogy a Torvényszék:
— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.

A jogkérdésrol

Keresetének alatdmasztasaként a felperes hdrom jogalapra hivatkozik: a 207/2009 rendelet 8. cikke
(2) bekezdésének c) pontjaval egyiittesen értelmezett 53. cikke (1) bekezdése a) pontjanak
megsértésére, az emlitett rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjaval egyiittesen értelmezett
53. cikke (1) bekezdése a) pontjdnak megsértésére, és az emlitett rendelet 52. cikke (1) bekezdése
b) pontjanak megsértésére. E jogalapok keretében a felperes az emlitett rendelkezések megsértésével
egyiitt az indokolas hidnydara is hivatkozik.

A Torvényszék elséként a harmadik jogalapot vizsgalja meg, amellyel a felperes lényegében azt réja fel
a fellebbezési tandcsnak, hogy az tévesen alkalmazta a jogot, amikor azt éllapitotta meg, hogy 6
rosszhiszemi volt, amikor védjegybejelentési kérelmet nyujtott be az OHIM-hoz a vitatott védjegy
kozosségi védjegyként torténd lajstromozdsa irant. A fellebbezési tandcs szerinte a felperes
rosszhiszemiiségének fenndlldsara vonatkozé kovetkeztetését kizdrdlag a felperes és a beavatkozé
tisztségvisel6i kozott fenndll6 viszonyra, valamint a kozottiik az olasz birdsagok el6tt folyamatban 1évé
jogvitara alapitotta, anélkiil hogy a felperes dltal a beavatkozénak okozott sérelemrdl valé dllitélagos
tudomast érvek vagy bizonyitékok tdmasztandk ala.

Az OHIM és a beavatkozé vitatja a felperes érvelését.

El6szor is emlékeztetni kell arra, hogy a kozosségi védjegylajstromozasi rendszer a 207/2009 rendelet
8. cikkének (2) bekezdésében foglalt ,els6 bejelent6” elvén alapul. Ezen elv értelmében valamely
megjelolés csak akkor lajstromoztathaté kozosségi védjegyként, ha egy kordbbi védjegy azt nem
akaddlyozza, legyen szé kozosségi védjegyrdl, valamely tagdllamban vagy a Benelux
Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnal lajstromozott védjegyr6l, nemzetkozi megéllapodds alapjan
valamely tagéllamra kiterjed6é hatallyal lajstromozott védjegyr6l vagy akar nemzetkozi megallapodas
alapjan az Unidra kiterjedé hatdllyal lajstromozott védjegyrdl. Azonban a 207/2009 rendelet 8. cikke
(4) bekezdése esetleges alkalmazdsdnak sérelme nélkil harmadik személy éltal egy nem lajstromozott
védjegy puszta haszndlata nem akaddlyozza azt, hogy azonos vagy hasonléd védjegyet kozosségi
védjegyként lajstromozzanak azonos vagy hasonlé druk vagy szolgaltatasok tekintetében (a Torvényszék
T-33/11. sz., Landbouwmachines kontra OHIM - Fors MW [BIGAB] iigyben 2012. februar 14-én
hozott itéletének 16. pontja és a T-227/09. sz., Feng Shen Technology kontra OHIM - Majtczak [FS]
tigyben 2012. marcius 21-én hozott itéletének 31. pontja).

Ezen elv alkalmazasat drnyalja kiillonosen a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja,
amelynek értelmében a kozosségi védjegyet az OHIM-hoz benyujtott kérelem vagy a védjegybitorlasi
perben el6terjesztett viszontkereset alapjan torolni kell, ha a megjelolést rosszhiszemien jelentették be
lajstromozasra. Az erre az indokra hivatkozni kivané torlést kérelmezd személyre harul azon
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kortlmények bizonyitdsa, amelyek alapjan megallapithat6, hogy a kozosségi védjegy jogosultja a
kozosségi védjegybejelentési kérelem benydjtasakor rosszhiszem( volt (a fenti 18. pontban hivatkozott
BIGAB-iigyben hozott itélet 17. pontja és a fenti 18. pontban hivatkozott FS-iigyben hozott itélet
32. pontja).

A rosszhiszemtiségnek a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban szereplé fogalma
— miként azt Sharpston fétandcsnok a C-529/07. sz., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli tigyben (a
tovdbbiakban: Lindt Goldhase {igyben) 2009. julius 11-én hozott itélet (EBHT 2009., 1-4893. o.)
meghozataldit megel6z6en ismertetett inditvanyaban megéllapitotta — az uniés jogszabalyokban sehol
sincs meghatdrozva, koriilhatérolva vagy leirva.

E tekintetben megjegyzends, hogy a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase tigyben hozott
itéletben a Birésdg — akihez az {igyben el6zetes dontéshozatal iranti kérelemmel fordultak —
pontositotta, hogy miként kell értelmezni a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban
szerepld rosszhiszemiiség fogalmat.

A Birdsag szerint a bejelentének az e rendelkezés értelmében vett rosszhiszemtisége megitélése céljabdl
az esetre jellemz4 valamennyi — a megjelolés kozosségi védjegyként torténd lajstromozésa iranti
kérelem benydjtasa id6pontjdban fenndlld6 — relevians tényez6t figyelembe kell venni, el6szor is
killonosen azt a koriilményt, hogy a bejelenté tudja vagy tudnia kell, hogy valamely harmadik fél
legaldbb egy tagallamban megtévesztésre alkalmas médon hasznal azonos vagy hasonlé megjelolést a
lajstromoztatni kért megjeloléssel azonos vagy ahhoz hasonlé termék vonatkozasaban; masodszor, a
bejelenté azon szandékat, hogy e harmadik felet megakadalyozza e megjel6lés tovabbi haszndlataban,
valamint harmadszor, a harmadik fél megjelolése altal élvezett jogi védelem szintjét és a
lajstromoztatni kért megjelolést (lasd a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase tigyben hozott
itélet 53. pontjat).

Ennek alapjan a Birdsag altal az emlitett itéletben adott megfogalmazdsbol az kovetkezik, hogy az ott
felsorolt tényez6k csupan példaértékiiek azon elemek Osszességét illetGen, amelyek figyelembe veheték
a védjegybejelentének a védjegybejelentés benyujtasakor fenndllo esetleges rosszhiszemtségének
megitélésénél (a Torvényszék fenti 18. pontban hivatkozott BIGAB-iigyben hozott itéletének 20. pontja
és a T-136/11. sz., pelicantravel.com kontra OHIM - Pelikan [Pelikan] tigyben 2012. december 13-dn
hozott itéletének[az EBHT-ban nem tették kozzé] 26. pontja).

Ugy kell tehdt tekinteni, hogy a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjin
elvégzett atfogd elemzés keretében ugyancsak szamitdsba lehet venni azt az tzleti logikat, amelybe a
megjelolés kozosségi védjegyként torténd bejelentése illeszkedik (a fenti 18. pontban hivatkozott
BIGAB-iigyben hozott itélet 21. pontja), valamint az emlitett bejelentést ovezé események idébeli
sorrendjét (lasd ebben az értelemben analdgia utjdn a Birdsag C-569/08. sz., Internetportal und
Marketing tigyben 2010. junius 3-dn hozott itéletének [EBHT 2010., I-4871. o.] 52. pontjat).

A megtamadott hatdrozat jogszer(iségét kiillonosen a fenti megfontoldsokra tekintettel kell vizsgalni,
mér amennyiben e megfontoldsok a jelen {igyre is alkalmazhatdék, annyiban, hogy a fellebbezési tanacs
a felperesnek a megtamadott védjegy bejelentési kérelmének benyujtasakor fennalld
rosszhiszemiiségének hidnyara kovetkeztetett.

A jelen esetben az tigyiratokbdl az derill ki — és ezt komolyan nem is vitathatja senki —, hogy a
felperesnek tudnia kellett, azaz tudomasa volt arrél, hogy a beavatkozé — mind Olaszorszagban, mind
kiilfoldon — hosszii ideje haszndlja a SALINI megjelolést, onmagaban vagy a ,costruttori” széval
Osszetételben, infrastrukturdlis allami nagyberuhdzdsok keretében épilé létesitmények épitése és
tervezése teriiletén, az épitészeti agazatban, épitkezés és tervezési szolgdltatisok vonatkozasaban. E
tekintetben — miként azt az OHIM is tette — hangsuilyozni kell, hogy a felperesnek tudomésa volt a
beavatkozé tzleti és tarsasagi helyzetérdl, ideértve azt a tényt is, hogy a védjegybejelentés
benyujtasakor a felperes erds terjeszkedési fazisban volt, és éppen a kozismertségét szerette volna
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tovabb erdsiteni, illetve piaci részesedését tovabb novelni mind Olaszorszagban, mind kilf6ldon,
miként az tobbek kozott a megtamadott hatdrozat 31. és 35. pontjabdl is kideriil, ezért ez a tudomas
olyan ,mindsitett” tudomasnak tekinthet6, amellyel olyan személyek rendelkeztek, akik nem csupan a
Salini csaldd tagjai és a beavatkozd tiizlettrsai voltak, hanem jelentds tulajdoni részesedéssel is
rendelkeztek ez utébbi jegyzett t6kéjében, illetve a tarsasagon belil a legfébb szerv tagjaként annak
tigyvezetésében is részt vettek, miként az a megtamadott hatarozat 70-72. pontjabdl kideriil. Ezenfelil
meg kell dllapitani, hogy a felperes iizlettarsainak a cégvezetésen beliilli magas beosztasara, illetve
igazgatdtandcsi tagsagukra tekintettel 6k olyan helyzetben voltak, amelyben befolyast gyakorolhattak a
beavatkozé dontéshozatalaira, ideértve egy olyan megjelolés esetleges lajstromozasat is, amelyet ez
utébbi mar hossza ideje haszndlt. E tekintetben tobbek kozott az OHIM el6tti tigyiratokbdl az deriil
ki, hogy az emlitett iizlettarsak egyike, M. F. S. S. 2000-t6l 2003-ig a beavatkozé igazgatétanacsanak
elnoke volt.

Az ezen informaciokrdl valé tudomas a védjegybejelentd részérél, még ha épp annyira ,mindsitett” is,
mint amellyel a felperes a jelen tigyben rendelkezett, ugyanakkor 6nmagaban nem elegendd ez utébbi
rosszhiszemiiségének megallapitisahoz. Ugyanis ehhez a bejelentének a védjegybejelentési kérelem
benyujtdsa idépontjdban fenndllé szandékat is figyelembe kell venni (a fenti 20. pontban hivatkozott
Lindt Goldhase tigyben hozott itélet 40. és 41. pontja).

Marpedig, még ha e szandék jellegénél fogva szubjektiv elem is, azt az eset objektiv koriilményeire
tekintettel kell meghatdrozni (a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase tigyben hozott itélet
42. pontja).

[gy, miként azt az OHIM is javasolja, a védjegybejelentd esetleges rosszhiszemtiségének értékelésekor
azon szandékait kell vizsgalni, amelyekre az objektiv koriilmények és a bejelenté konkrét tettei alapjan,
a bejelentd szerepébdl vagy pozici6jabdl, azokbdl az ismeretekbdl, amelyekkel a korabbi megjelolés
haszndlatat illetéen rendelkezett, a torlést kérelmezd féllel fenndllé szerzédéses, szerzédéskotést
megel6z6 vagy azt kovetdé kapcsolatai alapjan, az egymdssal szemben tdmasztott elvarasokbdl és
fenndllo kotelezettségekbdl — ideértve a tarsasagi megbizatasokbdl vagy a cégen beliili korabbi vagy
jelenlegi vezet6i szerepbdl eredd, a céggel szembeni lojalis és tisztességes eljardsra vonatkozd
elvarasokat is —, altalanosabb jelleggel pedig valamennyi olyan érdekiitkozéssel jaré objektiv helyzet
alapjan kovetkeztetni lehet, amelyben a védjegybejelentd eljart.

A megtamadott hatdrozatbdl kideriil, hogy a felperes allitdsaval ellentétben a fellebbezési tanics nem
csupan azokat az informdcidkat vette figyelembe, amelyekkel a bejelent a beavatkozé megjelolésének
haszndlatat illetéen annak elsébbségi részvényeseként rendelkezett, amelyet egyébként a felperes sem
vitat, hanem a bejelentd, illetve az 6 ligyvezetSinek szandékai megvildgitasara alkalmas objektiv
kortilmények egésze alapjan a rosszhiszemiségét is megallapitotta.

El6szor is, miként arra az itélkezési gyakorlat is emlékeztet, a rosszhiszemiiség értékelésénél a
megtamadott védjegy lajstromozdsa koriili események idébeli sorrendje is jelentds tényezd lehet (lasd
ebben az értelemben analdgia Utjan a feni 24. pontban hivatkozott Internetportal und Marketing
tgyben hozott itélet 52. pontjat). Jelen esetben az a korilmény, miszerint a felperes kérte a
megtamadott védjegy lajstromozasat, amelyre vonatkozdéan semmiféle elézetes haszndlatot nem
bizonyitott, csupadn azon tarsasagi jogvita felmeriilését koveté néhany hdnappal késébb, amelynek
kapcsan konfliktusban allt a beavatkozéval, és amely bizonytalan idészakot teremtett ez utébbi belsé
szervezeti egyensulyaban, miként arra a fellebbezési tandcs a megtdmadott hatdrozat 74. pontjaban
helyesen ramutat, a felperes részérdl fenndllé rosszhiszemiiség kérdésének értékelésénél kiilonleges
figyelmet érdemel. Egyébirant az tigyiratokbdl kideriil, hogy a védjegybejelentési kérelem benyujtasat
megel6z6 iddszakban a beavatkozé iizleti forgalma és kozismertsége jelentés mértékben nétt,
méghozza oly mértékben, hogy Olaszorszagban az épitésiigyi agazat legfontosabb szerepl6i kozé
szamitott, miként az a megtimadott hatarozat 31. pontjabdl kideriil. Mdarpedig a beavatkozé jegyzett
tékéjén beliili jelentds részesedéssel rendelkezé részvényesi pozicidja alapjan a felperesnek nem létezik,
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hogy ne lett volna tudomdsa arrél az esetleges karrdl, amelyet az beavatkozd éltal régdta hasznalt
csalddnévvel majdnem azonos megjelolésnek a sajat nevében torténd lajstromoztatdsaval annak
okozhatott, hiszen ez utébbi az érintett korokben éppen erételjes novekedésben volt.

Maisodszor, az a korilmény, miszerint a felperes tudott, illetve azt éllitotta, hogy tudott arrdl, hogy a
beavatkozé nem volt érdekelt a SALINI csaladnév lajstromoztatasiaban, a fent leirt sajatos ténybeli
helyzetre valé tekintettel, a felperes és a beavatkozé kozott fennallé helyzetben tovabb noévelte a
lehetséges érdekiitkozést. Ugyanis nem zarhaté ki — és a felperes altal szolgaltatott bizonyitékok egyike
sem teszi lehet6vé annak kizdardsat —, hogy a beavatkozé amellett dontott, hogy nem lajstromoztatja az
emlitett megjelolést, tekintettel azon kozonség specidlis jellegére, amelynek részére a szolgaltatdsait
nydjtja, vagy akar a felperes 4dltal hivatkozott, a Salini csaldd tagjai kozott a csalddnév iizleti
tevékenységeik vonatkozdsaban torténé hasznalatdra vonatkozé dllitélagos hallgatélagos megallapodas
alapjan, figyelembe véve ugyanakkor azt, hogy e megkilonboztetd megjelolés lajstromozasatol
fiiggetleniil bizonyos szintli jogi védelemre és kozismertségre tett szert. Igy a fellebbezési tandcs
helyesen vélekedett tigy a megtimadott hatdrozat 71. pontjaban, hogy az a tény, hogy a felperes, a
beavatkozd jegyzett t6kéjén beliili jelentds részesedésére vald tekintettel, inkabb a sajat nevében jart el,
és nem ez utdbbi nevében, rosszhiszemiségének egyik kozvetett bizonyitéka.

Harmadszor, a védjegy jellege szintén relevans lehet a rosszhiszemtiség megitélése szempontjabdl (lasd
ebben az értelemben a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase tigyben hozott itélet 50. pontjat). E
tekintetben az a tény, hogy egy olyan szévédjegyet jelentettek be, amely egyszertien a ,Salini”
csaladnévbdl és a hozzdkapcsolt ,gruppo” szébdl dll, mely utébbi altaldban egy azonos név alatt
miikodd cégesoportra szokott utalni, nemcsak hogy semmiféle iizleti logikdba nem illeszkedik, de arra
is alkalmas, hogy megerdsitse a beavatkozé — mint olyan anyavéllalat, amely a védjegybejelentés
id6épontjaban egy tobb cégbdl allé csoport anyavallalata volt, és mint ilyen, adott esetben egyediil 6 lett
volna jogosult a ,gruppo salini” kifejezés haszndlatara — védjegyjogainak bitorlasara iranyulé szandékot,
amint az lényegében a megtdmadott hatdrozat 70. és 71. pontjaban a fellebbezési tanics altal elvégzett
elemzésbdl is kideriil. Egyébként az OHIM el6tti eljaras tigyirataibol kideriil, hogy e kifejezésre tobbek
kozott a beavatkozé igazgatétandcsa dltal 2003-ban elfogadott etikai szabdlyzatban — tehat a
megtamadott védjegy bejelentése el6tt — hivatkoznak. Kozelebbrél, e szabdlyzat 2. pontjaban, amely
annak tdrgyi hatdlyat hatdrozza meg, az szerepel, hogy az ,a Gruppo Salini egésze akaratinak
megfeleléen keriilt megszovegezésre”, és hogy ,Gruppo Salini alatt a Salini Costruttori SpA és az
annak ellenérzése alatt allo tarsasagok értenddk”. Midrpedig a felperes nem dllithatja, hogy a
védjegybejelentés idGpontjaban ne lett volna tudomadsa ezen etikai szabalyzat meglétér6l és az abban
foglalt ,gruppo salini” kifejezés meghatirozasarol.

Hozza kell tenni, hogy végiil is a védjegybejelentd rosszhiszemtiségének megitélése céljabdl a megjelolés
altal a lajstromozésa irdnt el6terjesztett kérelem benyujtasa id6pontjaban élvezett kozismertség foka is
figyelembe vehetd, a kozismertség e foka ugyanis éppen a bejelenté azon érdekét igazolhatja, hogy
megjelolésének kiterjedtebb jogi védelmet biztositson (a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase
tigyben hozott itélet 51. és 52. pontja). Jelen esetben hangstlyozni kell, hogy az tigyiratokbol nem deriil
ki, hogy a védjegybejelentés id6pontjaban a megtamadott védjegyet korabban mar hasznaltak volna, az
viszont bizonyitott tény, hogy a beavatkoz6 megjel6lését tobb évtizede hasznaltdk, és hogy ez utébbi az
utobbi években Olaszorszagban jelentds terjeszkedésnek indult, ami tovdbb erdsitette az érintett
kozonség elotti kozismertségét.

Az elébbiekbdl kovetkezik, hogy a fellebbezési tandcs dltal elvégzett elemzést, amely a felperesnek a
védjegybejelentés idépontjaban fenndllé rosszhiszemiségének megallapitasahoz vezetett, helyben kell
hagyni. A felperes egyetlen érve sem alkalmas arra, hogy ezt a kovetkeztetést kétségbe vonja.

El6szor is a fenti 32. pontban mar emlitett azon koriilmény, miszerint a beavatkozé nem mutatott
érdeklédést korabbi megjelolésének az Eurépai Unidn beliili védelme irdant a védjegybejelentés
idépontjat megel6zben, annak Olaszorszagban allitélag 1940 6ta torténd hasznalata ellenére, nem teszi
lehet6vé annak megallapitisit, hogy a felperes nem volt rosszhiszeml az emlitett bejelentés
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megtételekor, hiszen e koriilmény a beavatkozé szubjektiv szandékanak korébe tartozik (lasd ebben az
értelemben a fenti 18. pontban hivatkozott FS-tigyben hozott itélet 51. pontjat). Egyébként a 207/2009
rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban emlitett azon lehetdség, hogy a védjegyet toroltetni
lehet, ha annak bejelent6je a védjegybejelentés megtételekor rosszhiszemi volt, amennyiben az ilyen
tipusti cselekmény tekintetében nem a belenyugvas esete all fenn, miként az a 207/2009 rendelet
54. cikkének (1) bekezdésébdl kovetkezik, éppen annak a kovetelménynek felel meg, hogy szélesebb
kordi oltalmat biztositsanak minden olyan vallalkozénak, aki olyan megjelolést haszndl, amelyet még
nem lajstromoztatott. Végeredményben a felperesnek, a beavatkozé részvényeseként és annak jegyzett
tékéjén beliill jelentés részesedéssel rendelkezd iizlettarsként, valamint tekintettel a beavatkozo
tarsasagi szerkezetén beliil jelenlegi vagy korabbi egyes igazgatdinak feladatkorére és megbizatdsara,
tokéletesen tisztaban kellett lennie a beavatkozé dllitdlagos érdektelenségével a szoban forgé csalddnév
lajstromoztatasat illetéen. E koriilményekre tekintettel a felperes nem hivatkozhat a beavatkozo
allitélagos azon érdektelenségére, amelyhez 6 is hozzdjarulhatott, vagy amely ellen esetleg tiltakozhatott
volna, az 6 részérdl a védjegybejelentéskor fenndllé rosszhiszemtiség hidnyanak bizonyitasahoz.

Ugyanez igaz a felperes arra alapitott érvére is, hogy a beavatkozé tobb mint harom éven at nem tett
semmit azt megel6z6en, hogy az OHIM-hoz fordult volna. A beavatkozé altal a megtamadott védjegy
lajtromozasaval szemben adott ezen kozvetlen reakcidk hidnya ugyanis, amelyeket megel6z6en
egyébként az emlitett védjegyet nem is hasznaltdk, 1évén, hogy a beavatkozé szubjektiv szférajaba
tartozé bizonyitékok, még kevésbé lehetnek kihatdssal azon szdndékok mindsitésére, amelyek a
felperest a kozosségi védjegybejelentés megtételekor vezették.

Masodszor, a felperes azon érvét illetéen, miszerint a Salini csalddnevet mas cégek is széles korben
haszndljak, elegendé az OHIM-hoz hasonléan azt megallapitani, hogy a jelen esetben minden
val6szinliség szerint az emlitett csaladnevet visel6 személyek dltal vezetett vallalkozasokrdl van szo,
amely csalddnév haszndlatat a beavatkozé nem akadalyozhatja meg, és nem olyan védjegyekrdl,
amelyeket korabban e csalddnévvel dsszetételben lajstromoztak volna.

Harmadszor, a felperesnek a Salini csaldd tagjai kozotti hallgatélagos megéllapoddsra alapitott érvét
illetéen, amelynek értelmében 6k jogosultak az emlitett csalddnevet sajat szakmai tevékenységeik
elémozditdsa érdekében hasznélni (lasd még a fenti 32. pontot), meg kell allapitani, hogy az ilyen
megéllapodds, amely messze &ll attél, hogy bizonyitsa a felperes rosszhiszemtiségének hianyat,
tulajdonképpen a felperes magatartdsa tisztességtelen jellegének bizonyitasara alkalmas. Ugyanis, ha az
bizonyitasra is keriil, egy ilyen megallapodds nem terjedhet ki a csaladnév kozosségi védjegyként
torténd haszndlatira, sem arra, hogy az e csalddnevet visel6 személyt felhatalmazza, hogy azt kozosségi
védjegyként lajstromoztassa. A felperes dllitdsaval szemben viszont az ilyen védjegy lajstromozasa akkor
is megtilthat6, ha a védjegybejelenté valdéban e csaladnevet viseli, amennyiben a bejelentett védjegy
valamely korabbi jogot sért.

E tekintetben ugyanis emlékeztetni kell arra, hogy a 207/2009 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése
értelmében a kozosségi védjegyoltalom a jogosult szamara kizarélagos jogokat biztosit, amelyek alapjan
a jogosult barkivel szemben felléphet, aki olyan megjelolést haszndl, amelyet a megjelolés és a védjegy
azonossiga vagy hasonldsiga, valamint a megjelolés és a kozosségi védjegy arujegyzékében szerepld
aruk, illetve szolgdltatisok azonossiga vagy hasonlésiga miatt a fogyasztok az emlitett védjeggyel
Osszetéveszthetnek (a Torvényszék T-522/10. sz., Hell Energy Magyarorszag kontra OHIM — Hansa
Mineralbrunnen [HELL] tigyben 2012. janudr 17-én hozott itélet [az EBHT-ban nem tették kozzé]
73. pontja). Marpedig a felperes daltal hivatkozott dllitélagosan hallgatélagos megéllapodds megléte e
kizarélagos joggal ellentétben all.

Negyedszer, a felperesnek azon tényre alapitott érvét illetéen, hogy az olasz birdsagok elétti peres
eljaras, amelyre a felek beadvanyaiban, valamint tobbek kozott a megtimadott hatdrozat 3., 4. és
74. pontjaban is tobbszor hivatkoztak, a beavatkozé tisztan belsé jellegii iigyei korébe tartozé okoknak
tudhaté be, és az csak az uzlettdrsait érinti, elegendé megjegyezni, hogy tekintettel a beavatkozé
tarsasagi struktdrjara, amelynek részvényesi kore lényegében a Salini csalad két aga kozott oszlott
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meg, amelyek kozill az egyik a felperesé volt, ezen érv hatdstalannak téinik. Ugyanis az ilyen peres
eljaras folyamatban léte tényének csak azon kontextus meghatarozasa szempontjabdl van jelentdsége,
amelyben a védjegybejelentésre sor keriilt, fiiggetleniil attdl, hogy az e peres eljaras alapjaul szolgaléd
jogvita a beavatkoz6 tarsasagan belil alakult ki, vagy pedig ez utdbbit és a felperest érintette-e.
Mindenesetre az OHIM-hoz hasonléan — legaldbbis M. F. S. S.-t illetéen — meg kell allapitani, hogy 6
a tényallas idején objektive is érdekkonfliktusban volt e tirsasdgokban valé kettés tagsdga miatt, ami
nem elhanyagolhaté tény, figyelemmel a beavatkozd tarsasagi struktirajan beliill betoltott szerepére,
hiszen 2000 és 2003 kozott igazgatétandcsianak elndke (ldsd a fenti 26. pontot), ezt kovetéen pedig
annak muszaki igazgatéja volt.

Végiil, ami a felperes altal a harmadik jogalap cimében, valamint esetleges jelleggel és altaldnos médon
annak szovegén beliil hivatkozott indokolds allitélagos hidnyat illeti, emlékeztetni kell arra, hogy az
alland¢ itélkezési gyakorlat szerint a 207/2009 rendelet 75. cikkének els6 mondata éltal megkdvetelt
indokolasnak, amelynek alkalmazdsi kore megegyezik az EUMSZ 296. cikkével, vilagos és egyértelmi
modon tiikroznie kell a jogi aktus kibocsatéjanak érvelését. E kotelezettség célja kettds, egyrészt az,
hogy lehet6vé tegye az érdekeltek szdmadra jogaik védelme érdekében a hozott intézkedés indokainak
megismerését, masrészt hogy lehetévé tegye az Unié birdsidga szamdra a hatdrozat jogszer(iségének
felulvizsgalatdit (a Torvényszék T-118/06. sz., Zuffa kontra OHIM [ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP] iigyben 2009. dprilis 2-an hozott itéletének [EBHT 2009., II-841. o.] 19. pontja és
T-160/09. sz., Winzer Pharma kontra OHIM - Alcon [OFTAL CUSI] tigyben 2011. jalius 14-én
hozott itéletének [az EBHT-ban nem tették kozzé] 35. pontja). Azt a kérdést, hogy valamely hatdrozat
indokolasa kielégiti-e ezen igényeket, nemcsak szovegezése, de a szovegoOsszefiiggés, valamint az
érintett teriiletet szabdlyozé valamennyi jogszabdly fényében is értékelni kell (lasd a fent hivatkozott
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP iigyben hozott itélet 20. pontjat és az ott hivatkozott
itélkezési gyakorlatot).

Jelen esetben a megtimadott hatdrozat vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy a fellebbezési tanacs az
emlitett hatdrozat 68-74. pontjaban kifejtette azokat az indokokat, amelyek miatt Ggy vélte, hogy
tekintettel az ugyiratok kozott szerepld kiilonféle bizonyitékokra, a felperesnek a védjegybejelentés
idején fenndllé rosszhiszemiiségére a beavatkozd bizonyitékot szolgaltatott.

Ezen érvek ugyanis egyrészt lehet6vé tették a felperes szamadra, hogy jogai védelme érdekében
megismerje a meghozott hatdrozat indokait, madsrészt pedig a ToOrvényszék szamdra, hogy a
megtamadott hatdrozat jogszer(iségét ellendrizze. Ennélfogva, a felperes allitdsaval ellentétben, nem
réhato fel a fellebbezési tanacsnak az, hogy e tekintetben nem indokolta volna a hatdrozatat.

Az elébbiekre val6 tekintettel, a fellebbezési tandcs helyesen dontott a 207/2009 rendelet 52. cikke
(1) bekezdésének b) pontja alapjan a megtamadott védjegy torlése mellett, annak megallapitasat
kovetGen, hogy azt, a jelen tigy koriilményeire tekintettel, a felperest a beavatkozéval szemben terhel6
lojalitas és a tisztesség elveinek megsértésével jelentették be lajstromozasra.

Kovetkezésképpen a harmadik jogalapot mint megalapozatlant el kell utasitani.

Az els6é és masodik jogalapot illetéen a 207/2009 rendelet 52. és 53. cikkébdl kovetkezik, hogy az e
rendelkezésekben felsorolt torlési okok kozill méar egynek a fenndllasa is elegend6é ahhoz, hogy a
torlési kérelemnek helyt adjanak.

E koriilményekre tekintettel, amikor a Torvényszék arra a kovetkeztetésre jut, hogy a bejelentd altal
hivatkozott torlési okok egyike megalapozott, a jogszerliség vizsgdlatat erre az egy okra is
korlatozhatja, amely elegendé a torlési kérelemnek helyt adé hatdrozat aldtdmasztdsara (lasd ebben az
értelemben analédgia utjan a Birésag C-212/07. P. sz., Indorata-Servigos e Gestao kontra OHIM tiigyben
2008. februar 13-an hozott végzésének [az EBHT-ban nem tették kozzé] 27. és 28. pontjit, a
Torvényszék T-215/03. sz., Sigla kontra OHIM - Elleni Holding [VIPS] iigyben 2007. marcius 22-én
hozott itéletének [EBHT 2007., II-711. o.] 100. pontjat és T-59/08. sz., Nute Partecipazioni és La Perla
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kontra OHIM - Worldgem Brands [NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC] tigyben 2010. december
7-én hozott itéletének [EBHT 2010., II-5595. o.] 70. pontjit, valamint az ott hivatkozott itélkezési
gyakorlatot). Ez olyan esetben még inkabb igaz, amikor, mint a jelen iigyben is, a fellebbezési tandcs
dltal megallapitott valamelyik torlési ok a védjegybejelentének a 207/2009 rendelet 52. cikke
(1) bekezdésének b) pontja szerinti rosszhiszemtségével kapcsolatos.

Ugyanis, miként arra az OHIM helyesen ramutat, a védjegybejelentés id6pontjaban fennalld
rosszhiszemiiség 6nmagaban is a megtimadott védjegy teljes egészében valé torlését eredményezi.
Végeredményben, amennyiben a fellebbezési tandcs Ggy itéli meg, mint a jelen esetben is, hogy a
torlési kérelem benyujtéja altal hivatkozott egyik ok megalapozott, am ugy dont, hogy megvizsgdlja és
— adott esetben — elfogadja a tobbi hivatkozott torlési okot is, hatdrozata indokoldsinak e része nem
szolgdl a torlési kérelemnek helyt ad6 rendelkezd rész sziikséges alatamasztasaul, amely jogilag
helyesen azon a torlési okon alapul, amely a megtimadott védjegy egészében vald torlését jelenti, és
amely a jelen esetben a bejelentd rosszhiszemiségével kapcsolatos (lasd ebben az értelemben a fenti
48. pontban hivatkozott NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC iigyben hozott itélet 70. pontjat).

Az elébbiek egészére vald tekintettel, anélkiil hogy az elsé és a masodik jogalapot vizsgélni kellene, a
keresetet teljes egészében el kell utasitani.

A Kkoltségekrol

Az eljarasi szabalyzat 87. cikkének 2. §-a értelmében a Torvényszék a pervesztes felet kotelezi a
koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.

Mivel a felperes pervesztes lett, 6t az OHIM és a beavatkoz6 kérelmének megfeleléen a koltségek
viselésére kell kotelezni.

A fenti indokok alapjan

A TORVENYSZEK (hatodik tanécs)
a kovetkezéképpen hatdrozott:
1) A Torvényszék a keresetet elutasitja.

2) A Torvényszék a SA.PAR. Srl-t kotelezi a koltségek viselésére.
Kanninen Soldevila Fragoso Berardis
Kihirdetve Luxembourgban, a 2013. jalius 11-i nyilvanos tlésen.

Alairasok
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